Sygn. akt XXIl GWo 11/20

POSTANOWIENIE

Dnia 27 kwietnia 2020 roku

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXIl Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzordw

Wspdlnotowych

w sktadzie:

Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow (spr)

Sedziowie SO: Joanna Kornatka, Anna Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. K.

z udziatem A. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zazalenia wnioskodawczyni od postanowienia wydanego 24 lutego 2020 roku

postanawia:

oddali¢ zazalenie.

SSO Joanna Kornatka SSO Ewa Dietkow SSO Anna Kowalik



Sygn. akt XXIl GWo 11/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 24 lutego 2020 roku Sad Okregowy w Warszawie oddalit wniosek
uprawnionej A.K. o udzielenie zabezpieczenia roszczen przeciwko obowigzanemu A. spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie (postanowienie k. 157, uzasadnienie k. 163-

169).

Na to postanowienie uprawniona 24 marca 2020 roku ztozyta zazalenie wnoszac o jego zmiane
poprzez uwzglednienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczen i zabezpieczenie roszczen
uprawnionej w sposdb wskazany we wniosku o udzieleniu zabezpieczenia oraz o zasgdzenie kosztéw

postepowania zazaleniowego. Skarzgca zarzucita zaskarzonemu postanowieniu:

1. naruszenie art. 730 § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt.
2 p.w.p. i W zw. z art. 286 p.w.p. polegajace na pominigciu przy dokonywaniu oceny
podobienstwa porownywanych oznaczen okolicznosci, ze znak towarowy ,,STIMGO”
zarejestrowany na rzecz Uprawnione] 1 oznaczenie ,,SITI GO” uzywane przez
Obowiazang sg przeznaczone do oznaczania identycznych towardw tj. nawozow i
nawozow w WE, co skutkowalo niezastosowaniem adekwatnych kryteridw oceny
podobienstwa oznaczen, podczas gdy w orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje si¢, ze
w przypadku identyczno$ci towaréw wystarczajacy jest mniejszy stopien
podobienstwa znakow, by przyja¢ ryzyko mozliwosci konfuzyjnego wprowadzenia w
btad, co skutkowalo btedem w ustaleniach faktycznych, polegajacym na niezasadnym
przyjeciu, ze stowny znak towarowy ,,STIMGO” zarejestrowany na rzecz uprawnionej
oznaczenie ,,SITI GO” uzywane przez Obowigzang nie s3 podobne w stopniu
mogacym wywota¢ ryzyko konfuzji, podczas gdy poréwnanie obu oznaczen z
zastosowaniem odpowiednich kryteriow powinno doprowadzi¢ Sad I instancji do
uznania istnienia konfuzyjnego podobienstwa poréwnywanych oznaczen;

2. naruszenie art. 730" § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt.
p-w.p. 1 w zw. z art. 286 p.w.p. polegajace na blednym przyjeciu, Ze uprawniona nie

uprawdopodobnita, ze przystugujacej wzgledem obowigzanej roszczenia z art. 296 ust.



11 286 p.w.p., podczas gdy we wniosku o udzielenie zabezpieczenia uprawniona co
najmniej uprawdopodobnita, ze: posiada zarejestrowany na swoja rzecz stowny znak
towarowy ,,STIMGO” oraz ze oznaczenie to zarejestrowane jest m. in. dla oznaczania

nawozow 1 nawozow WE; obowigzana uzywa w obrocie gospodarczym oznaczenia

LSITI GO” i " w odniesieniu do towaréow identycznych z towarami,
dla ktérych zarejestrowany jest znak ,,STIMGO”; oznaczenie ,,SITI GO” jest podobne
do znaku towarowego ,,STIMGO” na ptaszczyznie wizualnej i fonetycznej; uzywanie
oznaczenia ,,SITI GO” w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towardéw
identycznych co towary oznaczane znakiem towarowym ,,STIMGO” - nawozy i
nawozy WE - prowadzi do ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad; co skutkowato
btedem w ustaleniach faktycznych, polegajacym na przyjeciu, ze nie zostaly spetnione
przeslanki pozwalajace na udzielenie zabezpieczenia roszczen zgodnie z art. 730" § 1
k.p.c., podczas gdy prawidlowo przeprowadzone postepowanie powinno doprowadzié
do uznania zasadno$ci przyznania ochrony roszczeniom Uprawnionej wobec
Obowigzanej i tym samym skutkowaé powinno wydaniem postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia;

naruszenie art. 730" § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt.
2 p.w.p. 1w zw. z art. 286 p.w.p. polegajace na blednym przyjeciu, Ze uprawniona nie
uprawdopodobnita interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, pomimo ze we
wniosku o udzielenie zabezpieczenia Uprawniona wskazala na okolicznosci
uzasadniajace interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia przystugujacych jej wobec
obowigzanej roszczen. co skutkowato btgdem w ustaleniach faktycznych, polegajacym
na przyjeciu, ze nie zostaly spelnione przestanki pozwalajagce na udzielenie
zabezpieczenia roszczen zgodnie z art. 730" § 1 k.p.c. podczas gdy prawidtowe
przeprowadzone postgpowanie powinno doprowadzi¢ do wuznania zasadnoS$ci
przyznania ochrony roszczeniom Uprawnionej wobec obowigzanej i tym samym
skutkowa¢ powinno wydaniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,

naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez niezasadne uznanie, ze uprawniona
powinna przedstawi¢ twierdzenia i dowody na to, Ze znaczna liczba potencjalnych
nabywcéw (nie za§ pojedyncze osoby) kieruja si¢ oznaczeniem towaru i mogg zostac
wprowadzone w btad co do jego pochodzenia od stron postgpowania, podczas gdy
przestankg zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest konieczno$¢ wystgpienia

konfuzji wsrod odbiorcow, a jedynie ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktore



obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakami towarowymi
zarejestrowanymi;

5. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez btedne zastosowanie i przeprowadzenie
analizy obejmujacej badanie identycznosci sporych oznaczen, podczas gdy wniosek o
udzielenie zabezpieczenia roszczen Uprawnionej nie odwotuje si¢ do treSci tego
przepisu i oparty zostat na tresci art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.;

6. naruszenie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez bledne uznanie, ze uzywanie przez
Uprawniong w obrocie znaku towarowego ,,STIMGO”, w ktorym to slowo jest
wyraznie rozdzielone na ,,STIM” 1 ,,GO”, nie wchodzi w zakres prawa ochronnego do
stownego znaku towarowego ,,STIMGO”, zarejestrowanego przez Urzad Patentowy
RP pod numerem R. 299157, podczas gdy dopuszczalne jest uzywanie znaku
roéznigcego si¢ od znaku, na ktory udzielono prawa ochronnego, w elementach, ktore

nie zmieniajg jego odrozniajacego charakteru (zazalenie k.171-183).
Sad zwazyt:
Zazalenie nalezato oddali¢.

Sad rozpoznajgcy zazalenie uprawnionej zgadza sie z rozstrzygnieciem Sadu orzekajgcego przyjmujac
za wtasne poczynione przy wydaniu orzeczenia z 24 lutego 2020 roku ustalenia faktyczne oraz ocene

prawna.

Zgodnie z art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktéry
udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszedstwem, moze zakazaé¢ innej osobie
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku
towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego
uprawnionego w odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcdw w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym, na ktdry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszedstwem na

rzecz tego uprawnionego.

Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce,
gdy odbiorcy mogg sadzi¢, ze towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa lub
przedsiebiorstw ze sobg powigzanych. Uzywanie wiec podobnych znakéw dla podobnych towaréw
moze wywotywac¢ w Swiadomosci przecietnych odbiorcéw niebezpieczenstwo pomytek co do Zrddta
pochodzenia towaréw lub ustug (zob. szerzej R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 1106).

»,Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad jest oceniane z punktu widzenia "modelowego" odbiorcy,



a wiec obiektywnego wzorca. Niebezpieczenstwo to jest wypadkowg podobienstwa towaréw i
znakow. Obydwa elementy tgczg sie ze sobg $cisle i przecietny odbiorca, dokonujgc wyboru towaréw,
w toku poréwnywania znaku towarowego ich nie rozdziela. Polega ono na mozliwosci btednego, nie
odpowiadajgcego rzeczywistosci, przypisania przez odbiorce danego towaru uprawnionemu. [...]
Podobienistwo miedzy znakami jest tym wieksze, im wieksza jest mozliwo$é skojarzenia znaku
zgtoszonego ze znakiem z wczesniejszym pierwszenstwem ze wzgledu na site odrdzniajgcy drugiego z
wymienionych znakéw” — tak wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 roku,
sygn. akt | ACa 263/13, LEX nr 1322023. Ocena podobienstwa znakow lub towaréw powinna by¢
przeprowadzona kompleksowo, przy uwzglednieniu wszystkich czynnikéw, takich jak forma wizualna,
fonetyczna, znaczeniowa itp., z perspektywy zdolnosci percepcyjnych przecietnego odbiorcy
dostatecznie dobrze poinformowanego, uwaznego i rozsadnego (T. Demendecki, A.Niewegtowski, J.

Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, komentarz Prawo wtasnosci przemystowej, LEX nr. 10180).

Whbrew twierdzeniom skarzgcej, Sad dokonujgc oceny podobierstwa znaku towarowego
uprawnionej do oznaczen stosowanych przez obowigzanego wzigt pod uwage, ze obie strony uzywajg
ich dla identycznych towaréw (Srodkdéw chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa). Sad podziela
prezentowany w doktrynie poglad, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd jest niejako
wypadkowg podobienistwa towardéw i znakéw towarowych. Nie wystarczy samo podobierstwo
towardw, a nawet ich identycznos¢, jak w niniejszej sprawie produkty chemiczne przeznaczone dla
rolnictwa, ogrodnictwa i le$nictwa, nawozy przeznaczone dla rolnictwa. Sad uznat, ze nie istnieje
podobienstwo (a tym bardziej identyczno$¢) pomiedzy znakiem towarowym uprawnionej STIMGO, a
oznaczeniami obowigzanego. Nie sg one bowiem podobne na zadnej z ptaszczyzn: czy to fonetycznej,

wizualnej (graficznej), czy koncepcyjnej, czy nawet znaczeniowej.

Po pierwsze, brzmienie stéw ,,siti go” oraz ,,stimgo” wyklucza podobierstwo fonetyczne obu
znakéw. Dodatkowo, oznaczenie ,siti” obowigzanego brzmi identycznie fonetycznie jak angielskie
stowo oznaczajgce miasto (City). Znaki te zatem réwniez rdznig sie na ptaszczyznie znaczeniowe;j.
Oznaczenie obowigzanego fonetycznie jest identyczne z ,,City go”, co moze oznaczaé ,miasto idz”,
,miasto do przodu”. Natomiast znak towarowy uprawnionej pozostaje fonetycznie wolny od znaczen
(fantazyjny). Oznaczenia te rdzinig sie rowniez na ptaszczyznie wizualnej. Przede wszystkim
oznaczenie obowigzanego sktada sie z dwdch stow siti” i ,,80”, nie za$ jak twierdzi uprawniona z
jednego stowa, ktdrego ostatnia sylaba ,go0” jest identyczna z ostatnig sylabg stownego znaku
towarowego uprawnionej. Znak towarowy uprawnionej sktada sie z jednego stowa ,stimgo”.
Poréwnujgc stowa ,siti” oraz ,stimgo” nie sposéb doszukac sie podobienstwa. Znak uprawnionej
sktada sie z szesciu liter, a oznaczenie uprawnionego jedynie z czterech. Co prawda oba oznaczenia

zaczynajg sie na te samg litere, jednak na tym podobieristwo w ocenie Sadu sie konczy.



W ocenie Sadu rozpoznajgcego zazalenie, w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia w btad odbiorcéw, ktérymi w tym wypadku sg nabywcy $rodkéow chemicznych
przeznaczonych dla rolnictwa. Sad podziela w catosci stanowisko Sadu orzekajgcego o oddaleniu
whniosku, ze uprawniona nie przedstawita zadnych twierdzen i dowoddw na potwierdzenie faktu
kierowania sie oznaczeniem towaru przez znaczng liczbe potencjalnych nabywcéw, a zatem
wprowadzenia ich w btagd co do jego pochodzenia od stron postepowania. Nie mozna twierdzi¢, ze
uprawniona uprawdopodobnita interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawniona w istocie
poswieca uzasadnieniu tego interesu dwa punkty 68 i 69 wniosku. W pozostatych (65-67, 70-71) w
rzeczywistosci istotnie zawarte sg rozwazania czysto teoretyczne. Nawet jednak w tych dwdch
punktach 68 i 69 wniosku mowa jest tylko o zapobiezeniu niekorzystnym skutkom kontunuowania
dziatalnosci obowigzanego (68) oraz brak zabezpieczenia miatby spowodowaé utrate pozycji
tynkowej uprawnionej i jej towardw (69). Rozwazania te nie odnoszg sie do uprawdopodobnianych
faktéw takich, jak kierowanie sie oznaczeniem towaru przez znaczng liczbe potencjalnych nabywcow,
uzywanie znaku towarowego uprawnionej i skali tego uzywania, rozpoznawalnosci w relatywnym

kregu odbiorcéw, czy renomy znaku towarowego uprawnionej.

Pozostate zarzuty zazalenia stanowity jedynie polemike z uzasadnieniem Sgdu orzekajgcego o

oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Z tych wzgledéw, na podstawie art. 385 k.p.c. w zwigzku z art. 397 § 1 i § 3 k.p.c., Sad

postanowit o oddaleniu zazalenia.

SSO Joanna Kornatka SSO Ewa Dietkow SSO Anna Maria Kowalik



